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1 Bei diesem Bericht handelt essich urn den internationalen vorlauf igen Prufungsbericht, der von der mit der 
' KerrlaSo^ beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfcder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Be hcht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (s.ehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
CQrOnde^ der Beh ^ rde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 

internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
b □ (nur an das Internationale Bum gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl der^es e, ^nischen 

Datentraaer(s) anqeben) , der/die ein Sequenzprotokoll undfcder die dazugehongen TabeMen enthalt^nthalten, 
SIS ioSl^WS^ wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). ■ 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Bearundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der J!Sn Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 





Feld Nr. I 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 




Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ 


Feld Nr. VIII 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

OBER DIE PATENTIERBARKEIT PCT/EP2004A)07258 

W€1W0 24 JAN 2006 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undfoder 55.3) 

2 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 

' Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

■I _52 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

-I _ 9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufqelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hmausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 



1 . □ Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Ahmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatziiche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatziiche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatziiche Gebuhren entrichtet. 

2 13 Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 
gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

□ aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 
13 alle Teile. 

□ die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: . 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbiiche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


1-9 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-9 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-9 


Nein: 


Anspruche: 
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Zu Punkt IV 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Das Dokument WO-A-03/043993 (im Folgenden D1 genannt) offenbart fungizid wirksame 
2-substituierte Pyrimidine der Formel I, darunter auch Verbindungen, in denen der Rest R 4 
die Bedeutung -C(=NOR c )NR a R b hat. 

Somit ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen den Verbindungen der Formel I aus dem 
gegenwartigen Anspruch 1 und den Verbindungen aus D1 zu sehen als 

- erstens Bereitstellung von in 2-Stellung mit einer Gruppe -C(=Z)-NH-X-R a 
substituierten Pyrimidinen, wobei Z die Bedeutung "Stickstoff" hat und 

- zweitens Bereitstellung von in 2-Stellung mit einer Gruppe -C(=Z)-NH-X-R a oder 
-C(=N-X-R a )-SR b substituierten Pyrimidinen, wobei Z die Bedeutung "Schwefel" hat. 

Jedoch, mit dem Vorhandensein von zwei verschiedenen Unterscheidungsmerkmalen und 
ohne jegliches gemeinsames strukturelles Merkmal kann der Gegenstand des 
gegenwartigen Anspruchs 1 nicht langer als einheitlich im Sinne von Art. 82 EPO gesehen 
werden und muss daher in zwei unterschiedliche Erfindungen aufgeteilt werden 
(Nichteinheitlichkeit a posteriori), die wie folgt lauten: 

- Bereitstellung von in 2-Stellung mit einer Gruppe -C(=Z)-NH-X-R a substituierten 
Pyrimidinen, von Zwischenprodukten und von einem Verfahren zu ihrer Herstellung (erste 
Erfindung), 

- Bereitstellung von in 2-Stellung mit einer Gruppe -C(=Z)-NH-X-R a oder 
-C(=N-X-R a )-SR b substituierten Pyrimidinen, wobei Z die Bedeutung "Schwefel" hat, von 
Zwischenprodukten und von einem Verfahren zu ihrer Herstellung (zweite Erfindung). 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

D1 : WO 03/043993 A (GRAMMENOS WASSILIOS ; RHEINHEIMER JOACHIM 
(DE); BASF AG (DE); GEWEHR M) 30. Mai 2003 (2003-05-30) 

D2: WO 02/074753 A (RHEINHEIMER JOACHIM ; BASF AG (DE); GEWEHR 
MARKUS (DE); LORENZ GISELA) 26. September 2002 (2002-09-26) 
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Neuheit 

Dokument D1 offenbart fungizid wirksame 2-substituierte Pyrimidine der Formel I, darunter 
auch Verbindungen, in denen der Rest R 4 unter anderem die Bedeutung C(=NOR c )NR a R b 
hat (vgl. Seite 1 , Zeilen 4, 5; Seite 1 , Formel 1 ; Seite 2, Zeile 45; Seite 1 7, Zeile 36 - Seite 
19, Zeile 4; Seiten 30-50, Beispiele). 

Im gegenwartigen Anspruch 1 sind zwei a priori einheitliche Ausfuhrungsformen 
beansprucht, namlich Verbindungen, in denen R 4 die Bedeutung -C(=Z)-NH-X-R a mit Z=N 
hat, was als formal neue Auswahl aus D1 gelten kann, da der Rest R 4 in D1 neben - 
C(=NOR c )NR a R b noch weitere Bedeutungen haben kann, und Verbindungen, in denen R 4 
die Bedeutung -C(=Z)-NH-X-R a mit Z=S Oder -C(=N-X-R a )-SR b hat, welche durch D1 nicht 
vorweggenommen werden. 

Somit ist fur den Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1 und 7-9 sowie der 
abhangigen Anspriiche 2-4 formal Neuheit gegen D1 anzuerkennen. 

Dokument D2 offenbart weitere fungizid wirksame 2-substituierte Pyrimidine, von denen 
sich die Verbindungen der Formel I aus Anspruch 1 jedoch dadurch unterscheiden, dass 
der Substituent R 4 aus Formel I von Anspruch 1 acyclisch ist (vgl. Seite 1, Zeilen 2, 3; 
Seite 1 , Formel I; Seite 24, Zeile 14 - Seite 25, Zeile 9; Seiten 35-44, Beispiele). 

Erfinderische Tatigkeit 

Erste Erfindung: 

Unterscheidungsmerkmal ist die neue Auswahl der in 2-Stellung am Pyrimidin befindlichen 
Gruppe R 4 mit der Bedeutung -C(=Z)-NH-X-R a mit Z=N. 

In Abwesenheit von Beweismaterial fur einen uberraschenden technischen Effekt, der mit 
diesem Merkmal in Zusammenhang zu bringen ware, kann die der neuen Auswahl zu 
Grunde liegende objektive Aufgabe lediglich gesehen werden in der Bereitstellung weiterer 
Verbindungen mit fungizider Wirkung im Rahmen der allgemeinen Lehre von D1 . 

Da aber die beanspruchte Losung dieser sehr allgemeinen Aufgabe in Abwesenheit eines 
technischen Effektes als wiilkiirliche Auswahl aus D1 anzusehen ist, kann fiir diese 
Losung keine erfinderische Tatigkeit anerkannt werden. 
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Zweite Erfindung: 

Unterscheidungsmerkmal ist die in 2-Stellung am Pyrimidin befindliche Gruppe R 4 mit der 
Bedeutung -C(=Z)-NH-X-R a mit Z=S Oder -C(=N-X-R a )-SR b . 

Auch hier gilt, dass in Abwesenheit von Beweismaterial fur einen uberraschenden 
technischen Effekt die den neuen Merkmalen zu Grunde liegende objektive Aufgabe 
lediglich gesehen werden kann in der Bereitstellung weiterer Verbindungen mit fungizider 
Wirkung, weiterer Zwischenprodukte und eines weiteren Verfahrens zur ihrer Herstellung. 

Die beanspruchte Losung dieser sehr allgemeinen Aufgabe bestand in der Bereitstellung 
von in 2-Stellung mit einer Gruppe R 4 substituierten Pyrimidinen, wobei die Gruppe R 4 ein 
Thiocarbonsaureamid oder dessen Tautomeres darstellt. 

Da jedoch diese Losung dem Stand der Technik nicht entnehmbar war, muss fur die 
obigen neuen Merkmale das Vorhandensein von erfinderischer Tatigkeit anerkannt 
werden, auch in Abwesenheit eines technischen Effekts. 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

Es besteht kein Zweifel, dass der Gegenstand der vorliegenden Anspruche 1-9 gewerblich 
anwendbar ist. 

Formates 

Die konkreten Anwendungsbeispiele sowie die in der Beschreibung und den Anspruchen 
genannten Herstellungsverfahren beziehen sich ausschlieBlich auf solche Verbindungen, 
in denen "Z" fur "Schwefel" steht. 

Somit ist Anspruch 1 , soweit er sich auf Verbindungen bezieht, in denen "Z" die Bedeutung 
"Stickstoff" hat, nicht hinreichend durch die Beschreibung gestutzt. 
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